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Artikel 36 ubermittelt wird. 
2. Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 1 0 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
3 AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a D (an den Anmelder und das Internationale BOro gesandt) insgesamt Blatter; dabei handelt es sich urn 

n manor mit ripr Bsschreibuna AnsDruchen undbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
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intematlonalen Anmeldung in der ursprOnglich eingereichten Fassung htnausgent. 
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802 der Verwaltungsvorschritten). ■ 
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Feld Nr. I 
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Feld Nr. Ill 


El 


Feld Nr. IV 




Feld Nr. V 
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Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 
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Feld Nr. VIII 



Grundlage des Bescheids 
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Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 
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Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der intematlonalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur intematlonalen Anmeldung 



Datum der Einrelchung des Antrags 



23.04.2005 



Name und Postanschrift der mlt der intematlonalen PrOfung 
beauftragten Behdrde 

Europaisches Patentamt - Gitschiner Str. 1 03 
D-10958 Berlin 
Tel. +49 30 25901 -0 
Fax: +49 30 25901 - 840 



Datum der Fertigstellung dieses Berlchts 



27.09.2005 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Schonwasser, D 

Tel. +49 30 25901- 



Formblatt PCT/1PEA/409 (Deckblatt) (Januar 2004) 



' INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE P ATENTIE RB AR KEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004/008624 



Feld Nr. 1 Grundlage des Berichts 



1. 



2. 



□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 lb)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige PrOfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

^^^^^^ 

"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 76 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

das Sequenzprotokoll in der Beschreibung, Seiten 

1171 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 ^ 8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

H einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben). 

* wenn PunJct 4 ™tri«t, Konnen einige oder alia dieser Blatter mat der Bemer*ung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutach tens iiber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerm.che 
Anwendbarkeit 



□ die gesamte international Anmeldung, 
12 Anspruche Nr. 1 -3, 8-1 8 (teilweise), 5-7 (vollstandig) 
BegrOndung: 

(genaue Angaben): 

konnte (genaue Angaben): 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sine I so unzureichend durch die Beschreibung 
gestOtzt, da(3 kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

B Fur die cbengenannten Anspruche Nr. 1-3, 8-18 (teilweise), 5-7 (vollstandig) wurde kein internationaler 
Recherchenbericht erstellt. 

□ Das Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, well 



die schriftliche Form 



die computerlesbare Form 



□ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 



technischen Anforderungen. 



□ siehe Beiblatt fur weitere Angaben. 
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— Foi ri Mr. IV Mangelnde EinheitHchkeit d er Erfindung 

1. □ 



Aufdie Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmelder: 

□ die Ansprtiche eingeschrankt. 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die BehSrde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der EinheiUichkeit der Erfindung nach den Rege.n 13.1 , 
13.2 und 13.3 

□ erfullt ist. 

B aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe Beiblatt 

4. Daher ist der Bericht fur die folgenden Telle der international Anmeldung erstellt worden: 

□ alle Teile. 

B die Teile, die slch auf die AnsprOche mft folgenden Nummem beziehen: 1-3. 8-18 (teilweiee). 4 (voi^ndig, 



Feststellung " 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 4 
Nein: Anspruche 1-3,8-18 
Ja: Anspruche - 
Nein: Anspruche 1-4,8-18 
ja: Anspruche: 1-4,8-18 
Nein: Anspruche: - 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll 
Fortsetzung von Feld Nr. I, Punkt 2: 

1 



worden: 

a. Art des Materials 

S Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

H in schriftlicher Form 

H in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

H in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten 

El zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behorde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche und/oder PrOf ung eingereicht 

□ bei der Behorde als Anderung eingegangen am 

bzw. nicht uber sie hinausgeht, vorgelegt worden. 
3. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
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Zu Punkl IV. 

Einheitlichkeit der Erfindungen (Artikel 3(4)(iii) und 17(3)(a) PCT) 

Die verschiedenen Erfindungen sind: 

1 ) Frfindunq 1: Anspruchfi 1-3. 8-18 (teilweise), 4 (vol lstandiq) 

Verwendung eines EPSPS Promotors, genetisch veranderte Pflanzen der Gattung 

Tagetes, sowie Verfahren zur Herstellung von biosynthetischen Produkten. 

?) Frfindunq Anspruchft 1-3. 8-18 rteilweise). 5 (vollstandiq) 

Verwendung eines B-Gene Promotors, genetisch veranderte Pflanzen der Gattung 

Tagetes, sowie Verfahren zur Herstellung von biosynthetischen Produkten. 

fl ) Frfindunq 3j Anspruc h ft 1-3. 8-18 (teilweise), 6 (vollstandiq) 

Verwendung eines PDS Promotors, genetisch veranderte Pflanzen der Gattung 

Tagetes, sowie Verfahren zur Herstellung von biosynthetischen Produkten. 

4) Frfindung A: Anspruohft 1-3. 8-18 (teilwejse), 7 ( vollstandiq) 

Verwendung eines CHRC Promotors, genetisch veranderte Pflanzen der Gattung 

Tagetes, sowie Verfahren zur Herstellung von biosynthetischen Produkten. 

Aus den folgenden Griinden hangen diese Erfindungen nicht so zusammen, daB sie 
eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Regel 13.1 PCT): 

Die Erfindung betrifft die Verwendung von Promotoren zur blutenspezifischen 
Expression von Genen in Tagetes, wobei die Promotoren ausgewahlt sind aus der 
Gruppe von EPSPS-, B-Gene-, PDS- und CHRC-Promotoren. 

Promotoren, die bliitenspezifische Expression von Genen in Tagetes steuem und 
transgene Tagetespflanzen, die diese Vektoren enthalten, sind bereits im Stand der 
Technik beschrieben worden. So offenbart z.B. WO0032788 die Verwendung eines 
bliitenspezifische Promotors zur Expression von Genen des Carotinoidwegs, urn den 
Carotinoidgehalt von Tagetesbluten zu manipulieren (Seite 8, Zeilen 4-10; Seite 18, 
Zeilen 12-29; Seite 22, Zeile 30- Seite 23, Zeile 3). Weiterhin offenbart EP0524910 die 
Verwendung eines bliitenspezifische Promotors zur Expression von Genen in Tagetes 
(Seite 3, Zeile 36-Seite 4, Zeile 13; Seite 4, Zeilen 29-41). 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BE1BLATT) 

im Hinblick auf diesen Stand der Technik, kann das Problem der voriiegenden 

beschrieben werden als die Bereitstel.ung von zusatzlichen P™otore" 
2 b ^tenspezifische Genexpression in Tagetes steuern. Die Promotoren, dj ,n den 
SSSSSTbte 4 aufgefuhrt sind, entsprechen verschiedenen Losungen des oben 
genannten Problems. 

,n Anbetmcht der Tatsache, daB Promotoren zur blMenspezifischen Expression von 
Genen rn Tagetes bereits im Stand derTechnik besehneben wonien s,nd, ««"• 
hi^foh Iteh des Fehlens weiterer teohnisoher Merkmale, die als besondere teohmsohe 
"ran^sehen werden k6nn.en, komm, die ISA zu dem SchluB, daB den v,er 
blanTpmohten Erfindungen dieser Anmeldung keine einzlge allgeme,ne erf .ndensohe 
Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT zugrunde llegt. 

Somit ist der Sachbestand der Uneinheitliohkeit erfullt und die verschiedenen 
Sngen, welche keinem gemeinsamen ^ndens^en = zuzuordnen s,nd, 
wunden entspreohend ihrer Inhalte oben aufgefuhrt; Arakel 17(3)(a) PCT. 



FeststeHung hinsichtlicn der Neuhelt, der erflnder.schen Ta«gke« 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur StuUung 
dieser Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : DE 1 02 53 1 12 A (SUNGENE GMBH & CO KGAA) 3. Juni 2004 (2004-06- 
03) 

TO . RCMFEY P N ET AL: "SEQUENCE REQUIREMENTS OF THE S 

Inolpyruv^lshikimate-s-phosphate synthase ^upstream 

REGION FOR TISSUE-SPECIFIC EXPRESSION IN FLOWERS AND 
SEEDLINGS" Plant Cell, Band 2, Nr. 9, 1990, Seiten 849-856, 

D3: A (COLORADO STATE UN.VERSITY THRO (US)) 9. Apri, 

1998(1998-04-09) 
D4: WO0066747 A (ZENECA LTD.) 9. Nov. 2000 (2000-1 1 1-09) 
D5- WO 02/061050 A (UNIV MARYLAND) 8. August 2002 (2002-08-08) 
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1. Grundlage des Bescheids 

Es wird darauf hingewiesen, daB sich dieser Bescheid lediglich auf den Inhatt der 
recherchierten Anspruche der Erfindung 1 bezieht. 



2. Beanspruchte Prioritaten 

Die voriiegende Anmeldung beansprucht Prioritaten aus sechs internationalen 
Anmeldungen. Diese internationalen Anmeldungen wiederum beanspruchen 
ebenfalls verschiedene (nationale) Prioritaten. Aus Artikel 4 der PVU und Art.kel 8, 
PCT, folgt, daB ein Prioritatsrecht fur einen bestimmten Gegenstand emmalig fur 
1 2 Monate in Anspruch genommen werden kann. 

Fur die voriiegende Anmeldung bedeutet dies, daB der Gegenstand der alteren 
nationalen Prioritaten nicht mehr das (weitere) Prioritatsrecht aus den fur die 
voriiegende Anmeldung beansprucht jungeren sechs internationalen 
Anmeldungen genieBt; in anderen Worten, die fur die voriiegende Anmeldung 
beanspruchten sechs internationalen Prioritaten werden nur insofem betrachtet, 
als sie sich nicM auf den Gegenstand der verschiedenen nationalen Pnontaten 
beziehen. Weiterhin folgt, daB der uberlappende Inhatt der versch.edenen 
nationalen Prioritaten, soweit er vor dem internationalen Anmeldetag vom 
31 .07.2004 veroffentlicht wurde, als Stand der Technik in bezug auf die 
vorliegenden Anmeldung gilt (siehe D1). 



3. Neuheit und erf inderische Tatigkeit (Art. 33(2)(3), PCT) 

3 1 Die voriiegende Anmeldung betrifft die Verwendung des EPSPS Promoters zur 
Expression von Genen in Pflanzen der Gattung Tagetes sowie genetisch 
veranderte Tagetespflanzen, die entweder ein endogenes Gen unter ^r Kontrolle 
eines heterologen EPSPS Promoters exprimieren oder den endogenen EPSPb 
Promoter zur Expression eines heterologen Gens nutzen oder einen heterologen 
EPSPS Promoter zur Expression eines heterologen Gens verwenden. Weiterhin 
werden Verfahren zur Herstellung von biosynthetischen Produkten, wie z.B. 
Carotinoiden, durch Kultivierung dieser Pflanzen beansprucht. 



Formblatt pCT/Beiblatt/409 (Blatt3) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENT1ERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/008624 

3.2 Dokument D1 (siehe Punkt V.1 .) offenbart Verfahren zur Herstellung von 
Carotinoiden in genetisch veranderten Organismen. Der EPSPS Promotor wird 
dabei zur blutenspezifischen Expression von Genen des Carotinoidsyntheseweg 
in Tagetespflanzen vorgeschlagen ([0174],[0135] -[0136]). 

Der Gegenstand der Anspruche 1-3, 8-18 ist somit nicht neu gegenuber D1 und 
der Gegenstand des Anspruchs 4 ist nicht erfinderisch, da die spezifischen 
EPSPS Sequenzen SEQ ID NO:1 und 2 bereits aus D2 bekannt sind (siehe 
Datenbankeintrag AC: M37029; SEQ ID NO:1 und 2 sind zu 100% identisch zu 
der in M37029 offenbarten Sequenz) und die EPSPS Sequenz SEQ ID NO:3 eine 
Identitat von 98,65 % zu der aus D2 bekannten Sequenz aufweist, ohne daB ein 
besonderer technischer Effekt mit dieser Sequenzdifferenz verbunden zu sein 
scheint. 

3.3 D3 beschreibt die Herstellung transgener Geranien und Rosen, die u.a. unter der 
Kontrolle des EPSPS Promotors ACC Synthase antisense RNA exprimieren 
(Seite 12, Zeile 3-Seite 1 3, Zeile 12). 

3.4 D4 stellt ein Verfahren zur Herstellung diverser herbizidresistenter Pflanzen dar. 
Dabei wird die Verwendung eines EPSPS Promotors aus Reis in Verbindung mit 
einer EPSPS kodierenden Sequenz, sowie transgene Pflanzen, die einen 
entsprechenden Vektor umfassen, beansprucht (Seite 2, Zeile 30-Seite 3, Zeile 
16; Seite 7, Zeile 1-27). Als bevorzugte transgene Pflanzen werden zahlreiche 
Pflanzen der verschiedensten Gattungen erwahnt, ohne daB die Gattung Tagetes 
spezifisch aufgefiihrt wird. 

Aus D3 und D4 ist zu entnehmen, daB der EPSPS Promotor zur Genexpression in 
diversen Pf lanzengattungen verwendet wird. Der Fachmann wurde es daher als 
offensichtlich ansehen, daB dieser an sich bekannte Promotor ebenfalls in der 
Gattung Tagetes zur Genexpression geeignet ist, solange es keine konkreten 
gegenteilige Information gibt. Der Gegenstand der Anspruche 1-4 und 8-14 konnte 
nur dann als erfinderisch angesehen werden, wenn die Verwendung des EPSPS 
Promotors in Tagetes eine unerwartete Wirkung oder Eigenschaft gegenuber der 
Verwendung in den anderen Pflanzengattungen aufweist. Derartige Wirkungen 
oder Eigenschaften sind jedoch in der Anmeldung nicht angegeben. Der 
Gegenstand der Anspruche 1 -4 und 8-14 scheint somit in Hinblick auf D3 und D4 
lediglich eine willkurliche Auswahl aus mehreren, dem Fachmann gelaufigen 
Parametem (hier: spezieller Promotor und spezielle Wirtspflanze) zu sein liegt, so 
daB er nicht als erfinderisch anerkannt werden kann (Art.33(3), PCT). 
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3.5 



In D5 wird u.a. die Verwendung von blutenspezifischen Promotoren zur 
Herstellung von Carotinoiden in Tagetes erwahnt (Seite 18, Ze.le 13-Serte 19, 
Zeile 3) Der EPSPS Promotor wird nicht explizit genannt. 
Da Jedoch bereits aus D2 (und D1) bekannt ist, da(3 EPSPS zu den 
blutenspezifischen Promotoren gehort, wurde der Fachmann d.e Verwendung des 
blutenspezifischen EPSPS Promotors zur Herstellung von Carot.no.den .n 
Tagetes als offensichtlich ansehen. Somit ist der Gegenstand der Anspruche 1-4 
und 8-18 nicht erfinderisch im Hinblick auf D5 und D2 (Art. 33(3), PCT). 
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